BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 44/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 395 44 086.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. Marz 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Rich-
ter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth

BPatG 152
10.99



beschlossen:

I. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Be-
schlufd der Markenstelle fiir KI. 16 des Deutschen Pa-
tentamts vom 15. Oktober 1998 mit der MalRgabe auf-
gehoben, dal3 Anmeldetag der 21. Juni 1995 ist.

[I. Im Gbrigen wird die Beschwerde zurlickgewiesen.

Grinde:

Die Anmelderin hat

siehe Abb. 1 am Ende

am 1. Januar 1993 fur "Lose, dampfende Verpackungs-Fullkérper und Verpa-
ckungsmaterial zum Verpacken und Versenden von Waren" als Warenzeichen
angemeldet. Das Anmeldeformular enthielt die zusatzliche Eintragung: "Es wird
Schutz fur die flachenhafte Darstellung und fur die raumliche Gestalt des Zeichens

sowie fur die Form und Aufmachung der Ware beansprucht”. Nach Erorterungen



zwischen der Anmelderin und der Markenstelle Gber die Zulassigkeit einer solchen
Markenbeanspruchung hat die Anmelderin mit der am 21. Juni 1995 eingegange-
nen "Teilungserklarung" die "rdumliche Gestalt des Zeichens sowie die Form und
Aufmachung der Ware" zum Gegenstand einer Teilungsanmeldung gemacht und
"die Prioritat der urspringlichen Anmeldung, namlich der 1. Januar 1993" in An-
spruch genommen. Auf Bescheid der Markenstelle, diese Art von Teilung sei nicht
maoglich und die sich daraus ergebende Unklarheit der Markenbeanspruchung
misse behoben werden, hat die Anmelderin geltend gemacht, mit der ursprtingli-
chen Markenanmeldung seien zwei voneinander unabhéngige Marken zur Eintra-
gung angemeldet worden. Hilfsweise beantrage sie die Eintragung des Zeichens
als Bildmarke in flachenhafter Form und die Eintragung des Zeichens als hiervon
unabhangige dreidimensionale Marke im Rahmen der "Teilungsanmeldung”. Das
Patentamt hat daraufhin eine neue Akte im Hinblick auf die Anmeldung einer drei-
dimensionalen Marke angelegt. Im Verfahren vor dem Patentamt hat die Anmelde-
rin auRerdem dem Warenverzeichnis folgende Fassung gegeben: "Verpackungs-

material, soweit in Kl. 16 enthalten".

Die Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patentamts hat mit Beschlul? die
Anmeldung als Schutzbeanspruchung fur eine Bildmarke beurteilt und sie wegen
fehlender Unterscheidungskraft zurtickgewiesen. Sie fihrt zur Begrindung aus,
das geanderte Warenverzeichnis umfasse auch Verpackungs-Fullkorper wie in der
urspriinglichen Beanspruchung und damit die Ware selbst. Dann stelle die Bild-
marke die Ware selbst dar ohne Uber die technische Gestaltung der Ware hinaus-
reichende Elemente. Im Ubrigen sei das neue Warenverzeichnis unzulassig erwei-

tert gegentber der Ursprungsfassung.



Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde, die sie nicht begriindet hat, beantragt

die Anmelderin,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben.

Dem Warenverzeichnis hat sie auf Hinweis des Senats die urspringliche Fassung

gegeben.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig, und sie hat auch in der Sache inso-
weit Erfolg, als fur die angemeldete Marke weder ein Freihaltebedirfnis noch das
Fehlen der erforderlichen Unterscheidungskraft festgestellt werden konnte (8 8
Abs. 2 Nr. 2und 1 i.V.m. § 152 MarkenG) und soweit mit der Anmeldung hilfswei-
se der Anmeldetag vom 21. Juni 1995 beansprucht wird. Soweit indessen der An-
meldetag, jedenfalls aber die Prioritat vom 1. Januar 1993 beansprucht werden,

war die Beschwerde zuriickzuweisen.

1. Die anfangliche Behandlung der Anmeldung durch die Markenstelle als Schutz-

beanspruchung fir eine dreidimensionale Marke ist zutreffend.

Die im Anmeldeformular enthaltene Bemerkung, mit der Anmeldung werde Schutz
fur zwei unterschiedliche Dimensionen der Marke beansprucht, machte den Inhalt
der Anmeldung unzulassig. Es handelte sich um die Anmeldung zweier unter-
schiedlicher Zeichen, namlich einer Bild- und einer dreidimensionalen Marke in
einer einzigen Anmeldung. Unabhangig von der Frage, dal3 nach dem zur Zeit der
Anmeldung geltenden Warenzeichengesetz die Anmeldung dreidimensionaler
Marken nicht vorgesehen war, ist die Doppelanmeldung zweier Marken in einer
Anmeldung nicht zuldssig. Das Warenzeichengesetz lie3 - ebenso wie jetzt das

MarkenG - in einer Anmeldung nur ein einziges Zeichen zu (8 2 Abs. 2 WzZG



i.V.m. 8§ 1 der Anmeldebestimmungen fir Warenzeichen und Dienstleistungsmar-
ken, nach geltendem Recht § 2 Abs. 3 MarkenV). Dies fuhrte zu einer Unbe-
stimmtheit des Anmeldungsinhalts, die vor Erlal3 einer Sachentscheidung behoben

werden konnte und mufite.

Die hierfur notwendige Klarstellung erfolgte durch die sog. Teilungserklarung der
Anmelderin vom 21. Juni 1995 zusammen mit der nachfolgenden schriftsatzlichen
Interpretation dieser Erklarung.

Allerdings war die "Teilungserklarung" allein hierfir keine geeignete Grundlage.
Zwar lalt der nach 8§ 152 MarkenG zum Teilungszeitpunkt (21. Juni 1995) anzu-
wendende 8 40 MarkenG eine Teilung der Anmeldung zu. Diese Méglichkeit be-
schrankt sich aber auf die Teilung durch Aufspaltung des Waren- und Dienstlei-
stungsverzeichnisses der Anmeldung. Ebensowenig wie eine Teilung der Anmel-
dung im Wege einer Auftrennung der Marke selbst in einzelne Bestandteile zul&s-
sig ist (s. auch Althammer/Strobele/Klaka, 5. Aufl, 8 46 Rdn 2), kann im Rahmen
einer einzigen Anmeldung die in ihr enthaltene Offenbarung zugleich fir eine
Bildmarke und eine dreidimensionale Marke genutzt und anschlieBend zum Ge-
genstand einer Teilung gemacht werden. Dies gilt auch fur den hier vorliegenden
Fall, in dem die vorgeschriebene zweidimensionale graphische Wiedergabe sich
fur beide Offenbarungen gleichermaf3en eignet, also sowohl nach § 8 Abs. 1 Mar-
kenV eine Bildmarke verlautbart und nach 8 9 Abs. 1 MarkenV eine dreidimensio-
nale Marke. Es bedarf auch in solchen Fallen zweier getrennter Anmeldungen fur

die beiden Markenformen.

Der als solche unzulassige, im Wege eines Hauptantrags verfolgte Teilungserkla-
rung hat die Anmelderin indessen mit ihrer nachfolgenden Interpretation einen zu-
l&ssigen Inhalt gegeben. Mit der hilfsweise erklarten gesonderten Anmeldung ei-
ner dreidimensionalen Marke auf der Grundlage der bereits eingereichten Unter-
lagen hat sie die Weiterbehandlung dieses die Bildmarkenanmeldung Uberschie-

Benden Anmeldungsinhalts im Rahmen eines neuen, namlich des vorliegenden



Eintragungsverfahrens moglich gemacht, so daf3 die bis dahin bestehende Unbe-

stimmtheit der Anmeldung behoben ist.

2. Dieser Anmeldung konnte allerdings nur der Eingangstag der sog. Teilungser-
klarung, der 21. Juni 1995, zugebilligt werden. Der mit Hauptantrag beanspruchte
Anmeldetag 1. Januar 1993 ist, wie oben ausgefuhrt, wegen der damit weiter auf-
rechterhaltenen Unbestimmtheit des damaligen Anmeldungsgegenstands unzu-
lassig. Die sog. Teilungserklarung erlaubt allerdings durch die nachgereichte
hilfsweise Schutzbeanspruchung die Festlegung des Anmeldetags 21. Juni 1995
mit Eingangstag dieser Erklarung. Erst von diesem Zeitpunkt an ist Rechtsklarheit
hergestellt. Mangels einer auch fur den die Bildmarke tberschie3enden Teil wirk-
samen Anmeldung war dann auch kein Raum flr eine Zeitrangverschiebung nach
8 156 MarkenG im Hinblick auf die nach altem Recht noch unzuldssige dreidimen-
sionale Markenform. Aus denselben Grinden kann der Anmeldung auch keine
Zeitrangverschiebung nach § 37 Abs. 2 MarkenG zugebilligt werden, da die Behe-
bung des Mangels der Unbestimmtheit einer Anmeldung nicht dem Wegfall abso-
luter Eintragungshindernisse im Sinne dieser Vorschrift gleicht. SchlieZlich kann
der vorliegenden Anmeldung nicht, wie von der Anmelderin begehrt, zumindest die
Prioritat des 1. Januar 1993, dem Anmeldetag der parallelen Bildmarkenanmel-
dung, zuerkannt werden, weil dies die Beanspruchung einer inneren Prioritat dar-

stellt, die das Markengesetz nicht vorsieht.

3. Die gegenwartige Fassung des Warenverzeichnisses ist zulassig. Die Ande-
rung, die die Anmelderin im Verfahren vor dem Patentamt vorgenommen hatte,
schuf durch Weglassen der einschrankenden Zweckangabe eine unzuléassige Er-
weiterung, die durch Ruckgriff auf die urspriingliche, engere Fassung behoben ist.
Dabei stellt die Wiederaufnahme der zunachst weggefallenen Waren "Lose, damp-
fende Verpackungs-Fillkorper" keine Erweiterung dar, weil diese von dem erhal-

ten gebliebenen Oberbegriff "Verpackungsmaterial” umfaf3t sind.



4. Der angefochtene Beschlul3 war bereits deshalb aufzuheben, weil er statt der
im vorliegenden Verfahren angemeldeten dreidimensionalen Marke eines "8"-
formigen Fullkorpers ausdricklich deren Abbildung als Bildmarke beurteilt, inso-
fern den aus dem Parallelverfahren tber diese Marke gefal3ten Beschlu3 nahezu
wortgleich tGbernimmt, und damit die vorliegend allein maRgeblichen Schutzvor-
aussetzungen fur eine dreidimensionale Marke (vgl. u.a. den Senatsbeschlufd in
GRUR 1998, 706 ff. "Montre I"; BPatGE 39, 132 "Weil3e Kokosflasche"; BPatGE
39, 158 betr. sog. Dimple-Flasche) unerértert [&13t.

5. Der dreidimensionale Gegenstand der Anmeldung ist nach 8§ 3 Abs. 1 MarkenG
markenfahig; dies gilt grundsatzlich auch fur dreidimensionale Fullkdrper fir Ver-
packungszwecke. Der vorliegend gewdahlten Form stehen auch keine Schutzaus-
schlieBungsgrinde i.S.d. 8 3 Abs. 2 MarkenG entgegen, etwa derart, dal} sie
durch das Wesen der Ware selbst oder technische Wirkungen bedingt wére (s.
dazu unten). Die im Original dreidimensionale Gestaltung und der Gesamteindruck
der angemeldeten Formgestaltung laR3t sich der graphischen Wiedergabe auch

noch ausreichend entnehmen.

6. Die Marke ist daher nach allgemeinen Grundsatzen auf das Vorliegen von ab-
soluten Eintragungshindernissen insbesondere i.S.d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 und 1 Mar-
kenG zu prifen. MalRgeblich hierfur ist, ob der beanspruchten Form die Eigen-
schaft als eine das beanspruchte Verpackungsmaterial beschreibende Sachanga-
be fehlt, die zugunsten der Wettbewerber freigehalten werden muf3, und ob sie
durch eine ausreichend eigentimliche und originelle Form (BGH BIPMZ 1997,
318, 319 "Autofelge"; Senatsentscheidung a.a.O. "Montre I") auf die Herkunft aus

einem bestimmten Betrieb hinweist. Dies ist vorliegend der Fall.

Eine Zurtuckweisung der Anmeldung kdme in Betracht, wenn die angemeldete
Formmarke nachweislich bereits gegenwartig als beschreibende Angabe fir die
beanspruchten Verpackungsmaterialien in Gebrauch ware. Zwar wird nach den

Feststellungen des Senats die der Marke entsprechende Ware gegenwaértig fur



Verpackungszwecke in grolem Umfang verwendet. Es liel3 sich indessen nicht
feststellen, dalR die Marke dariber hinausgehend gegenwartig fir die beanspruch-
ten Verpackungsmaterialien allgemein eine konkret und unmittelbar sachbeschrei-

bende Bedeutung hat und fur sie beschreibend verwendet wird.

Auch Anhaltspunkte daftr, daf3 Dritte kiinftig ein legitimes Interesse an der werbli-
chen Verwendung der angemeldeten Marke fur diese Waren haben kénnten, sind
nicht ersichtlich. An ein solches potentielles Freihaltebedurfnis sind strenge Anfor-
derungen zu stellen. Konkrete Anhaltspunkte flr eine entsprechende Entwicklung
(s. BGH GRUR 1990, 517, 518 "SMARTWARE"; 1992, 515, 516 "VAMOS") sind
aber weder von der Markenstelle erdrtert worden noch haben sie sich fir den Se-
nat ergeben. Wie der Senat aufgrund seiner Ermittlungen festgestellt hat, sind die
angesprochenen Abnehmer, namlich weitestgehend Fachleute auf dem gewerbli-
chen Verpackungssektor - Hersteller von Verpackungsmaterial und Verpackungs-
betriebe als Dienstleister sowie Versandabteilungen von Warenherstellern oder -
handlern (vgl. Gelbe Seiten Minchen 2000/2001 unter "Verpackungen und Verpa-
ckungsmittel”), dagegen kaum je Privatpersonen - mit Fullkdrpern unterschiedli-
chen Aussehens befal3t. So finden sich dreipal3ahnliche und sternartige Formen,
an Kartoffelchips und Gummibéarchen erinnernde Gestaltungen, schlichte Kreis-
formen, schliel3lich auch die einer "8" angenéherte angemeldete Gestaltung. Die-
se Artikel dienen Ubereinstimmend dem Zweck, sich der Form des verpackten
Guts anzupassen, die Ware in der Umverpackung zu umgeben und gegen Stée
abzufedern. Uber diese Fillkérperformen hinaus ist eine so ausgepragte Formen-
vielfalt vorstellbar, dal3 sich nicht erkennen laf3t, inwieweit gerade die von der An-
melderin gewéhlte Form in naheliegender Weise solche Fullkérper nach ihren Ei-
genschaften, ihrem speziellen Zweck oder sonstigen wichtigen Merkmalen umfas-
send oder reprasentativ beschreibt. Insbesondere hat auch die an die Ziffer "8"
erinnernde Formgebung im vorliegenden Sachzusammenhang keine erkennbar
sachbeschreibende Aussage, da diese Ziffer keine nachweisbaren Zusammen-
hange mit Sacheigenschaften solcher Fillkérper, etwa als Kennziffer fur physikali-

sche Eigenschaften, Material oder Nutzung oder als eine technisch besonders



geeignete Form aufweist. Somit bestehen keine Anhaltspunkte, daf} diese beson-
dere Form ernstlich fir den hervorgehobenen werblichen Gebrauch durch Wett-
bewerber frei nutzbar sein und deshalb von Markenschutz freigehalten werden
misse. Diesen Kreisen stehen zur Erzielung der angestrebten Funktion als Ver-
packungsmaterial ersichtlich viele andere, in ihrer Wirkungsweise gleichermal3en
geeignete und zudem weniger materialaufwendige Formen auch in Zukunft zur
Verfuigung, so dal’ eine merkliche Behinderung durch eine Monopolisierung der
angemeldeten Form nicht zu besorgen ist.

Der Marke kann auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.
Wie oben ausgefiihrt, hat der Senat hat im Rahmen der Beurteilung des Freihalte-
bedirfnisses keinen fir die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden sachbe-
schreibenden Gehalt der Marke im Hinblick auf die angemeldeten Waren (vgl.
BGH MarkenR 1999, 347, 348f. - Absolut) feststellen kénnen. Es kann zwar da-
hingestellt bleiben, ob der Verkehr bei Fullkérpern der vorliegenden Art in jeder
der verschiedenen Formgestaltungen zugleich einen Hinweis auf ihre betriebliche
Herkunft sieht. Jedenfalls weist aber die abgebildete, zahlenartige Form auf den
ersten Blick weder Elemente von gestalterischer Beliebigkeit (BGH a.a.O., S. 319
"Autofelge™) noch ersichtlich eine rein technisch bedingte oder zum Wesen der
Ware gehérende Formgestaltung auf. Es handelt sich vielmehr um eine im gege-
benen Sachzusammenhang ausreichend phantasievolle Gestaltung, deren Abwei-
chungen zu funktionell vergleichbaren Produkten nicht nur geringfigig sind (vgl.
BPatGE 39, 158 betr. sog. Dimple-Flasche), sondern ins Auge fallen und den Ver-
kehrskreisen ersichtlich dazu verhilft, sich - zumindest auch - an dieser Form ori-
entieren und einem einzigen, bestimmten Herkunftsbetrieb zuzuordnen. Dies wur-
de durch eine Umfrage des Senats bei einschlagigen Unternehmen im Minchener
Raum Kklar bestatigt (Gesichtspunkte flr eine mangelnde Reprasentativitat dieser
Region haben sich insoweit nicht ergeben). Hiernach wird die angemeldete Full-
korperform von allen Konkurrenten als von einem einzigen, bestimmten Hersteller
stammend erkannt und im konkreten Fall zudem allein der Anmelderin zugeord-

net. Bei dieser Sachlage fehlen im vorliegenden Falle jegliche Anhaltspunkte da-
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fur, dal3 der Verkehr ungeachtet dieser Marktverhéltnisse die Marke als Sachan-

gabe und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis deuten wird.

Meinhardt Dr. Vogel von Falckenstein Guth

Cl

Abb. 1




